Priifungsarbeit eines Bewerbers

Frage 1a)

Da der Bescheid per Einschreiben zugeschickt wurde, galt er nach R. 78 (3) EPU als nach zehn Tagen,
also am 3.3.1997 als zugestellt. ‘

Die Frist von zwei Monaten lief nach R. 83 (4), 85 (1) EPU am Dienstag den 6.5.1997 ab; aufgrund der
Fristerstreckung nach R. 85 (1) EPU, da am 3., 4. und 5. Mai jeweils mindestens eine Annahmenstelie
der EPA nicht geéffnet war.

Nach R. 84 S. 2 EPU konnte daher eine Fnstverlangerung bis zum 6.5.1997 (vor Ablauf der Frist)
beantragt werden.

Frage 1b)

Bei einer Fristverlangerung um zwei Monate entsteht eine Gesamtfrist von vier Monaten (keine
zusammengesetzte Frist).

Fristablauf daher nach R. 83 (4) EPU am 3.7.1997.

Frage 2:
Es ist mdglich, ES, NL und SE zu benennen.
Die Anmeldung wurde am 27.6.97 noch unter Geltung des alten Art. 79 (2) EPU eingereicht.

Aufgrund der Verwendung des Formblatts 1001 in der seit 1.6.97 gliltigen Form waren dabei auch ES,
NL und SE benannt.

Nach damaligem Recht lief die Grundfrist fur die Bezahlung der Benennungsgebiihren nach Art. 79 (2)
i.V.m. Art. 78 (2) EPU am 28.7.1997 ab (R. 83 (4), 85 (1) EPU), aber nach dem 1.7.1997.

Daher ist auf die Zahlung der Benennungsgebihren der neue Art. 79 (2) anzuwenden, ABL 1997, S. 79.

Die Benennungsgebiihren kénnen nach Art. 79 (2) n.F. EPU innerhalb von 6 Monaten nach dem
Hinweis auf die Veroffentlichung des Recherchenberichts entrichtet werden.

Der Recherchenbericht ist friihestens zusammen mit der Anmeldung am 28.12.1997 veréffentlicht
worden, Art. 93 (2) EPU).

Die Benennungsgebihren fiir ES, NL, SE kénnen daher in jedem Fall bis zum 28.6.1998 ohne Zuschlag
wirksam entrichtet werden, Art. 79 (2) n.F., R. 83 (4) EPU, mit einer Fristerstreckung auf den 29.6.98
nach R. 85(1) EPU (28.6.98 = Sonntag).

Frage 3:

a) Um sicherzustellen, daB die Anmeldung nicht verdffentlicht wird, muB der Antrag 7 Wochen vor
AbschluR der technischen Vorbereitungen i.s.d. R. 48 EPU zurickgenommen werden,
ABL. 1993, S.56.

In der Praxis geniigen i.d.R. 4 Wochen.

Die bedingte Riicknahme der Anmeldung ist im Fall der R. 48 EPU zuléssig, J 11/80; Mitteilung des
EPA, ABL 1993, S.56.




b) Im Fall einer PCT-Anmeldung mul die Rlucknahme spéatestens 15 Tage vor Abschiuf® der
technischen Vorbereitungen i.S.d. Art. 21 (5) PCT erfolgen.

c) Veréffentlichung der Anmeldung als A2-Schrift bedeutét Verdéffentlichung ohne Recherchenbericht.

Bei Ricknahme der Anmeldung wird die Recherchengebunhr erstattet, fallsdas EPA noch nicht mit
der Erstellung des Recherchenberichts begonnen hat, Art. 10 (4) GebO.

Ferner wird in jedem Fall die Priifungsgebuhr nach Art.10 b a) GebO erstattet (sofern sie bereits
entrichtet wurde), da die Zusténdigkeit vor Erstellung des Recherchenberichts noch nicht auf die
Prufungsabteilungen lbergegangen sein kann, Art. 16, 18 (1) EPU.

d) Eswerden 75 % der Prifungsgebulhr nach Art. 10b b) GebO erstattet, falls die Sachprifung noch
nicht begonnen hat, denn die Zustandigkeit ist nach Art. 16, 18 (1) EPU auf die
Prifungsabteilungen Gbergegangen.

Frage 4:

Mit dem EPA als ISA kann der Anmelder in einer der Amtssprachen des EPA, also auch in englisch
korrespondieren.

Anderungen der Anmeldung nach Art. 19 PCT sind beim internationalen Biro allerdings in der Sprache
der Ver6fftl. der Anmeldung (deutsch) einzureichen, R. 46.3 PCT.

Mit dem EPA als IPEA kann der Anmelder in englisch korrespondieren, ABL. 1997, S. 596.

Anderungen der Anmeldung miissen allerdings in der Sprache der Veréffentlichung (deutsch, R. 48.3 a
PCT) vorgenommen werden, R. 66.9 PCT.

In der regionalen Phase gilt die Euro-PCT-Anmeldung als EP-Anmeldung, Art. 150 (3) EPU.

Der Anmelder kann daher nach R.1(1) EPU im schriftlichen Verfahren englisch verwenden.

Dies gilt nach R. 2(1) auch im miindlichen Verfahren, wenn es einen Monat vorher mitgeteilt wird.

Anderungen der Anmeldung miissen aber in deutsch vorgenommen werden, R. 2(1) EPU, da deutsch

die Verfahrenssprache ist, Art. 14(3), 150 (2) EPU.

Frage 5:

a) Es missen 4 zusatzliche Recherchengebihren innerhalb einer Frist von 15-30 Tagen nach der
Aufforderung durch die ISA entrichtet werden, Art.17 a (3), R. 40. 3 PCT, je nachdem welche Frist
die ISA setzt, s. auch R. 104 a (1) EPU.

b) Die zuséatzlichen Gebiihren kénnen unter Widerspruch gezahlt werden, der begriindet sein muR,
R. 40.2 ¢) PCT, R. 104 a (3) EPU.

c) Das EPA verfahrt in Bezug auf die nicht recherchierten Anspriiche nach R. 104 b (4) EPU und priift,
ob die nicht recherchierten Anspriiche tatsachlich einheitlich sind.

Wenn sie nicht einheitlich sind, wird der Anmelder zur Zahlung weiterer Recherchengeblihren
aufgefordert, R.104 b (4).
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d) Der Anmelder kann eine Teilanmeldung einreichen, sobald die PCT-Anmeldung nach Art. 150 (3)
EPU als EP-Anmeldung gilt, aber die Erfordemisse nach Art. 158 (2) EPU, R.104 b (1) a), b) erfullt
sind.

Frage 6:

a) Ja, der Einsprechende wird unterrichtet wegen des Anspruchs auf rechtlichen Gehér, Art. 113 (1)
EPU, RiLi E-VIII, 2.2.6.

b) Nein, der Einsprechende wird nicht beteiligt sein, denn das Wiedereinsetzungsverfahren betrifft nur
den Patentinhaber, RiLi, E - VIII, 2.2.6.

c) Der Antrag wird abgelehnt werden, da die Versdumung der Frist nach Art. 101 (2) EPU keinen
Rechtsverlust zur unmittelbaren Folge hat; es besteht lediglich die Gefahr, dal die
Einspruchsabteilung spiteres Vorbringen nach Art.114 (2) EPU zurlickweist.

d) Nein, Weiterbehandlung ist nach Art. 121 (1) EPU nur eine Mdglichkeit fir Anmelder nicht fur
Patentinhaber.

Frage 7:

Es ist nicht moglich, die internationale Anmeldung wieder aufheben zu lassen, denn in der
internationalen Phase sind abgesehen von den Fallen der Art. 17 (3), 34 (3) PCT keine Rechtsbehelfe
vorgesehen (auBer Nachfristen bei Gebuhrenzahlungen), vergl. auch J 20/89, J. 15/91.

Es ist aber méglich die EP-Bestimmung zu retten.

Dazu sind bis zum 17.4.1998 folgende MaRnahmen zu treffen:

1. Antrag an das internationale Biiro auf Ubersendung von Kopien der Akte an das EPA nach
Art. 25 (1) a), R. 51.1, R. 80.2 PCT.

2. Zahlung der nationalen Gebihren nach R. 104 b (1) b) und c) EPU sowie gegebenenfalls
Einreichung einer Ubersetzung nach R. 104 b (1) a) EPU; Art. 25 (2) a) PCT, R. 51.3, 80.2 PCT.

3. Antrag auf Weiterbehandlung im Namen von C beim EPA geméaB Art. 121 EPU bis zum 17.4.98,
dem Ablauf der zwei-Monats-Frist nach Art. 121 (2) EPU, R. 80.6 PCT.

Innerhalb dieser Frist fermner:

- Zahlung der Weiterbehandlungsgebuhr, Art. 121 (2) EPU

- Nachholung der versaumten Handlung, Art. 121(2) EPU, d.h. Unterschrift des B.
Die Weiterbehandlung ist hier nach Art. 24(2), 48 (2), R. 82 ® PCT i. V.m. Art. 121 (1) EPU méglich,
da der Anmelder eine gesetzte Frist versiumt hat, die die Rliicknahme der Anmeldung zur Folge hat,
Art. 14(1), R. 26.2 PCT.
4. Gleichzeitig mit dem Antrag auf Weiterbehandlung missen die Nachweise nach R. 20 EPU

hinsichtlich des Rechtsiibergangs auf C erbracht werden, damit C den Antrag auf
Weiterbehandlung stellen kann, R. 20 (3) EPU.

Frage 8:




a)

b)

c)

Die gro3e Beschwerdekammer erlait eine Entscheidung, wenn sie von einer Beschwerdekammer
mit einer Rechtsfrage befal’t wird, Art. 112 (1) a) EPU.

Die groBe Beschwerdekammer erldBt eine Stellungnahme, wenn ihr der Président nach
Art. 112 (1) b) EPU eine Rechtsfrage vorlegt, s. auch Art. 13 der Verfahrensordnung der GBK.

Der Unterschied in der Rechtswirkung liegt darin, daR eine Entscheidung nach Art. 112 (3) EPU
fur die vorlegende Beschwerdekammer in dem anhangigen Verfahren bindend ist. )

Frage 9:

a)

b)

c)

Falligkeitstag der vierten Jahresgebiihr war der 31.5.1997, R. 37 (1) EPU.

Letzter Tag fiir die Entrichtung ohne Zuschlag war nach R. 85 (1) EPU analog Montag, der
2.6.1997. :

Letzter Tag fiir die Entrichtung mit Zuschlag war der 1.12.1997 (Montag) Art. 86 (2), R. 85 (1) EPU,
J. 4/91.

Nein, dies ist den Vertragsstaaten nach Art. 141 EPU i. V. m. Art. 86 (4) EPU erst fiir das auf den
Hinweis auf die Erteilung folgende Jahr gestattet.

Der Hinweis auf die Erteilung wird am 13.5.98, also vor Ablauf des 5. Patentjahres am 27.5.98
bekanntgemacht.

Daher ist die Jahresgebiihr fiir das 5. Jahr nach Art. 86(4),141(1) EPU an die Vertragsstaaten zu
entrichten.




